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I. Grundiage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprungiich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen entha/ten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 



Beschreibung, Seiten 

1-23 in der ursprungiich eingereichten Fassung 



Anspruche, Nr. 

1 -23 eingegangen am 07.1 2.2004 mit Schreiben vom 07. 1 2.2004 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Rege! 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undybder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundiage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das:. 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftiicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftiicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstelft worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprungiich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die sofche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 
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6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: AnsprQche 1-15 

Nein: AnsprQche 16-23 
Erf inderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 1-15 

Nein: AnsprQche 16-23 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: AnsprQche: 1-23 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt I 

Grundlage des Bescheides 

1 . Die geanderten Anspriiche 1-23 gehen nicht uber den Offenbarungsgehalt in den 
ursprunglich eingereichten Unterlagen hinaus (Artikel 34(2)(b) PCT). 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US-A-5 240 835 (PETTRONE FRANK A ET AL) 31 . August 1 993 (1 993-08-31 ) 
D2: DATABASE WPI Section Ch, Week 198610 Derwent Publications Ltd., London, 

GB; Class A96, AN 1 986-064968 XP002278747 & JP 61 01 5898 A 

(AJINOMOTO KK), 23. Januar 1986 (1986-01-23) 
D3: US-A-4 534 91 6 (WICHTERLE OTTO) 1 3. August 1 985 (1 985-08-1 3) 
D4: EP-A-0 351 534 (MITSUI TOATSU CHEMICALS) 24. Januar 1 990 (1 990-01 -24) 
D5: EP-A-0 31 7 860 (BASF AG) 31. Mai 1989 (1989-05-31) 

D6: DATABASE WPI Section Ch, Week 198918 Derwent Publications Ltd., London, 
GB; Class A25, AN 1989-135527 XP002278748 & JP 01 081812 A (TOYO INK 
MIT FREUNDLICHEN GRUI3EN CO), 28. Marz 1989 (1989-03-28) 
D7: DE 38 03 972 A (SCHERING AG) 1 0. August 1 989 (1 989-08-1 0) 
D8: EP-A-0 523 681 (BEHRENSDORF JOHANNES) 20. Januar 1 993 (1 993-01 -20) 

2. Neuheit und Erfinderisc he Tatiakeit (Artikel 33( ?) (3) POT) 

2.1 Die vorliegende Anmeldung bezieht sich auf ein enzymatisches Verfahren zur 
Herstellung von Polyolacrylaten unter Verwendung von Hydrolasen (E.C. 3...), auf 
monomere und polymere Polyolacrylate per se und deren Verwendung zur 
Herstellung von thermisch- und/oder strahlungshartbaren Lacken. 

2.2 D1 offenbart Verfahren zur enzymatischen Herstellung von polymerisierbaren 
Monomeren. Als polymerisierbare Monomere werden auch Acrylsaureester von 
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Polyolen beschrieben. Der verwendete Biokatalysator ist vom Bakterium 
Corynebacterium oxydans abgeleitet, d.h. es werden sowohl ganze Zellen als auch 
isolierte Enzyme, insbesondere Transacylasen, oder zellfreie Extrakte mit einer 
Vielzahl von Enzymen verwendet, wobei der Schwerpunkt offensichtlich auf 
Transacylase-Aktivitat gelegt wurde. Eventuell vorhandene Hydrolaseaktivitat kann 
als marginal und fur das in der Entgegenhaltung ausgefuhrte Verfahren als nicht 
wesentlich angesehen werde. Die Reaktion basiert auf Umesterung (Transacylierung) 
von Acrylestern mit entsprechenden Polyolen, einschlieBlich Mono-, Oligo- und 
Polysaccharides Sowohl D1 als auch die anderen Dokumente des Standes der 
Technik offenbaren kein Verfahren zur Herstellung von Polyolacrylaten mittels 
Hydrolasen. Daher sind die Anspruche 1-15 als neu anzusehen. D1 als 
nachstliegender Stand der Technik gibt auch keinerlei Hinweise auf einen 
erfolgversprechenden Einsatz hydrolytischer Enzyme, d.h. der Gegenstand der 
besagten Anspruche 1-15 ist ebenfalls als erfinderisch zu betrachten. 

Die weiterhin beanspruchten mono- und polymeren Polyolacrylate, bzw. ihre 
Verwendungen zur Herstellung von Lacken und (Anspruche 16-23) sind nicht neu im 
Lichte der Offenbarungen der Dokumente D2 bis D8 des Standes der Technik. Die 
Produktanspruche sind im sogenannten Product-by-process-Format abgefaBt. Die 
bereits aus dem Stand der Technik bekannten Polyolacrylate werden durch ein 
anderes Verfahren zu ihrer Herstellung nicht neu. Die von der Anmelderin geltend 
gemachten Einwande, dal3 aus den erfindungsgemaB hergestellten Polyolacrylaten 
Polymere als Bestandteile fur Lacke mit verbesserten Eigenschaften kann fur bisher 
unbekannte Produkte oder Produktgemische zutreffen, die aber in den Anspruchen 
keinen expliziten Niederschlag finden. Die Reaktionsprodukte aus der enzymatischen 
Herstellung sind von den Reaktionsbedingungen direkt abhangig (z.B. Reaktionszeit, 
Konzentrationen etc.), d.h. uber ihre Wahl kann die Struktur des Endproduktes 
Polyolacrylat gesteuert werden. Sowohl Anzahl der zu acylierenden Hydroxylgruppen 
als auch Regio- und/oder Stereoselektivitat sind als Parameter in Betracht zu Ziehen. 
Dieses wird durch Ausformulierung der Anspruche nicht berucksichtigt. Tatsachlich 
vorhandene neue Gegenstande sind nicht vom bekannten Stand der Technik, d.h. 
Polyolacrylate gleich welcher Zusammensetzung und Struktur, abgegrenzt. Daher ist 
mangelnde Neuheit zumindest fur Teile der o.g. Anspruche 18-23 festzustellen. 

Die weitere Verarbeitung der nach dem Verfahren der Anspruche 1-15 erhaltenen 
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Polyolacrylate ist weder neu noch erfinderisch, da die Polymerisation von . 
Polyolacrylaten zum Stand der Technik gehort. 

3. Gewerbliche Anwendbarkeit (Artikel 33(4) PCT) 

Alle vorliegenden Anspruche genugen den Kriterien des Artikels 33(4) PCT 
hinsichtlich ihrer gewerblichen Anwendbarkeit. 

4. Weitere Mangel der Internationalen Anmeldung (Ktarheit - Artikel 6 PCT) 

4.1 Anspruch 23 zeichnet sich durch ein Desideratum aus (Die Lacke sollen nach 
alleiniger thermischer Hartung nicht klebrig sein), das den Fachmann dariiber im 
Unklaren laBt, mit welchen technischen Merkmalen dieser Wunsch erreichbar ist. 
Dieses steht im Widerspruch zu den Erfordemissen der Klarheit. 
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Patentansprflche ' 

Verfahren zurenzymatischen Synthese von Polyolacrylaten, wobei man ein alipha- 
tlsches Polyol in Gegenwart eines unter Hydrolasen ausgewahlten Acrylatgruppen 
Qbertragenden Enzyms in Substanzoder in einem ein organisches Lfisungsmittel 
umfassendes, fiQssiges Reakfionsmedium mlteiner Acrylsaureverbindung Oder ei- 
nem Alkylester davon umsetzt, und man das (die) gebildete(n) Polyolacrylat(e) 
nach Beendigung der Reaktion gegebenenfalls aus dem Reaktionsgemisch isoliert 

Verfahren nach Anspruch 1 , wobei das fiQssige Reakfionsmedium einen anfangli- 
chen Wassergehait von weniger als etwa 10 Vol.-% aufweist 

Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche, wobei Acrylsaureverbin- 
dung und Polyol in einem molaren Verhaltnis von etwa 100:1 bis 1:1 eingesetzt 
werden. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche, wobei die Acrylsaurever- 
bindung ausgewahlt ist unter Acrylsaure. Cn-Ce-Alkyl-subsfituierterAcrylsaure, und 
den Alkylestem dieser Verbindungen, sowie Mischungen davon. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprflche, wobei das Polyol ausge- 
wahlt ist unter geradketHgen oder verzweigten Oder carbocyclischen, gesatHgten 
oder ungesattigten Kohlenwasserstoftverbindung mlt wenigstens 3 Kohlenstoff- 
atomen und wenigstens 3 (veresterbaren) Hydroxylgruppen in optisch reinerForm 
oder als Stereoisomerengemisch oder Mischungen unterschiedlicher Polyole. 

Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Polyol ausgewahlt ist unter geradketHgen, 
verzweigten oder cyclischen gesattigten Kohlenwasserstoffen mft 3 bis 30 Kohlen- 
stoffatomen und 3 bis 10 Hydroxylgruppen. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche , wobei dem Reaktionsme- 
dium ein.vollstandig acryliertes PolyolacrylathinzugefQgtwird, wobei das Polyolao 
rylat der Ester einer Acrylsaureverbindung und eines Polyols gemali der Definition 
in einem der vorhergehenden AnsprQche ist 
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Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche, wobei das Polyol ausge- 
wahlt ist unter Glycerin, Diglcyerin, Triglycerin, 1 ,2,4- Butantriol, Trimethylolmethan, 
Trimethylolethan, Trimethylolpropan, Trimethylojbutan, 2,2,4-TrimethyI-1 ,3- 
pentandioi, Pentaerythrit, Ditrimethylolpropan, Dipentaerythrit, Tripentaerythrit, D-, 
L- und Mesoerythrit, D- und L- Arabit, Adonit. Xylit, Sorbit. Mannit. Dulcit und Inosi- 
tole sowie der Mischungen und Alkoxylate, vorzugsweise Ethoxy- bzw. Propoxylate 
davon. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche, wobei die Hyrolase ausge- 
wahlt ist unter Esterasen (E.C. 3.1.-.-). 

Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Esterase ausgewahlt ist unter Lipasen (E.C. 
3.1.1.3), Glykosylasen (E.C. 3.2.-.-) und Proteasen (E.C. 3.4.-.-) in freier oder im- 
mobilisierter Form. 

Verfahren nach einem der vorherigen AnsprQche. wobei das organische Losungs- 
mittei ausgewahlt ist unter Ci-Ce-Alkanolen, Pyridin, Polyalkylenglykoldialkylether, 
Alkylencarbonat, Ci-Ce-Alkyl-aikancarbonsaureester, Aceton, 1,4-Dioxan, 1,3- 
Dioxolan, THF, Dimethoxymethan, Dimethoxyethan, und Mischungen davon. 

Verfahren nach einem der vorherigen AnsprQche, wobei der Enzymgehalt im Reak- 
tionsmedium im Bereich von etwa 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das eingesetz- 
te Polyol HegL 

Verfahren nach einem der vorherigen AnsprQche, wobei die Reaktionstemperatur 
im Bereich von 0 bis etwa 100°C |iegt 

Verfahren nach einem der vorherigen AnsprQche, wobei das Reaktionsmedium ein- 
oder mehrphasig ist und worin die Reaktanden geldst, suspendiert oder emulgiert 
vorliegen. 

Verfahren nach einem der vorherigen AnsprQche, wobei man wahrend der Umeste- 
rung anfallenden Alkohol'oder bei derVeresterung anfallendes Reaktionswasser 
aus dem Reaktionsgleichgewicht entfernt. 

Verfahren zur Herstellung von polymeren Polyolacrylaten, wobei man wenigstens 
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ein Polyolaciylat nach einem Verfahren gemaB einem der vorherigen AnsprQche 
herstellt; das Polyolaciylat aus dem Reaktionsgemisch gegebenenfalls abtrennt; 
und, gegebenenfalls zusammen mit welteren Comonomeren, polymerisiert. 

Verfahren nach Anspruch 16, wobei man eln im wesentlichen Polyol-mono-acrylate 
enthaltendes Reaktionsprodukt mit wenlgstens einem Comonomeren zu einem li- 
nearen Copolymerisat umsetzt. 

Polymeres Polyolacrylat erhaltlich nach einem Verfahren gemaB einem der An- 
sprQche 16 und 17. 

Polyolacrylat- enthaltendes Reaktionsprodukt, erhaltlich nach einem Verfahren ge- 
maB einem der AnsprQche 1 bis 1 5. 

Reaktionsprodukt nach Anspruch 19 mit einem molaren Anteil an Verbindungen, 
die sowohl Alkohol- als auch Acrylat-Funktionalisierung aufweisen, von etwa 60 bis 
100 Mol-%, bezogen auf die Gesamtmolzahl Polyolacrylat 

Verwendung eines polymeren Polyolacrylats nach Anspruch 1 8 Oder eines Reakti- 
onsprodukts nach Anspruch 1 9 oder 20 zur Herstellung von Lacken, wie insbeson- 
dere slrahlungshartbaren und / oder thermisch hartbaren Lacken . 

Verwendung nach Anspruch 21 , wobei die Lacke einen gesamtextrahierbaren An- 
teil, insbesondere nach thermischer Hartung, von wenigerals 20 Gew.-% aufwei- 
sen. 

Verwendung nach einem der AnsprQche 21 und 22 wobei die Lacke nach alleiniger 
thermischer Hartung nicht klebrig sind. 
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IV 
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Lack of unity of invention 


V 




Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
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VI 


□ 
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Certain defects in the international application 
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Certain observations on the international application 
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International application No. 

PCT/EP2003/013106 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
[ [ the international application as originally filed 
the description: 

pages 1-23 

pages 

pages 



i , as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



1-23 



filed with the letter of 07 December 2004 (07.12.2004) 



□ 



the drawings: 
pages 



, as originally filed 
, filed with the demand 



pages 



_ , filed with the letter of 



| | the sequence listing part of the description: 
pages 



, as originally filed 

_ , filed with the demand 



pages 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

I I the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23. 1 (b)). 
[3] the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

I I the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

1 1 contained in the international application in written form. 

I I filed together with the international application in computer readable form. 

!~] furnished subsequently to this Authority in written form. 

I I furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

I I The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 

international application as filed has been furnished. 
I I The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I 1 the drawings, sheets/fig 



- I I Tnis report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
■ — ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets wkicli have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70 J 6 
and 70.17), 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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I. Basis of the report 

1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets whicJt Iiave been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
wider Article 14 are referred to in tliis report as "originally filed" and are not annexed to the report since tliey do not contain amendments,) : 

1. The amended claims 1-23 do not go beyond the 
original disclosure in the international application as 
filed (PCT Article 34(2) (b) ) . 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-15 



16-23 



1-15 



16-23 



1-23 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 
1. 



This report makes reference to the following 
documents : 



Dl: US-A-5 240 835 (PETTRONE FRANK A ET AL) , 31 

August 1993 (1993-08-31) 
D2: DATABASE WPI Section Ch, Week 198610 Derwent 

Publications Ltd., London, GB; Class A96, AN 

1986-064968 XP002278747 & JP 61 015898 A 
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2 . Novelty and inventive step (PCT Article 33(2) and 
33(3)) 

2.1 The present application relates to an enzymatic 
process for preparing polyol acrylates using 
hydrolases (E.C.3...), to monomer and polymer polyol 
acrylates, and to their use for producing heat- 
curable and/or radiation-curable lacquers. 

2.2 Dl discloses enzymatic preparation processes of 
polymerisable monomers. Acrylic acid esters of 
polyols are also described as polymerisable 
monomers. The biocatalyst used is derived from the 
Corynebacterium oxydana bacteria, i.e. both whole 
cells and isolated enzymes, in particular 
transacylases, or cell -free extracts with a 
plurality of enzymes, are used, emphasis being 
evidently laid on transacylase activity. Any 
possible hydrolase activity can be regarded as being 
marginal and not necessary for the process described 
in the reference document. The reaction is based on 
the transesterif ication (transacylation) of acrylic 
esters with corresponding polyols, including 
monosaccharides, oligosaccharides and 
polysaccharides . Both Dl and the other prior art 
documents fail to disclose a process for preparing 
polyol acrylates using hydrolases. Consequently, 
claims 1-15 should be considered novel. Dl, as the 
closest prior art, also fails to give any indication 
of the promising use of hydrolytic enzymes, i.e. the 
subject matter of claims 1-15 should also be 
regarded as being inventive. 

The further claimed monomer and polymer polyol 
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acrylates and their uses for producing lacquers and 
paints (claims 16-23) are not novel in the light of 
the disclosures of the prior art documents D2 to D8 . 
The product claims are drafted in the so-called 
product-by-process format. Polyol acrylates which 
are already known from the prior art are not 
rendered novel because of a different preparation 
process. The objections put forth by the applicant, 
that polymers useful as lacquer components having 
improved properties can be produced from the polyol 
acrylates produced according to the invention, may 
be true for hitherto unknown products or product 
mixtures, but such products or product mixtures are 
not explicitly defined in the claims. Reaction 
products that are enzymatically produced are 
directly dependent on reaction conditions (such as 
reaction time, concentration, etc), i.e. the 
structure of the end product, polyol acrylate, can 
be controlled by the choice of reaction conditions. 
Both the number of hydroxyl groups to be acylated 
and regioselectivity and/or stereoselectivity are 
parameters that need to be considered. This was not 
taken into account when the claims were drafted. Any 
actually novel subjects are not restricted from the 
known prior art, i.e. polyol acrylates of whatever 
composition and structure. Consequently, at least 
parts of the above-mentioned claims 18-23 must be 
regarded as lacking novelty. 

The further processing of the polyol acrylates 
produced by the method as per claims 1-15 is neither 
novel nor inventive, since polyol acrylate 
polymerisation is part of the prior art. 
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3 . Industrial applicability (PCT Article 33(4)) 

All the present claims meet the requirements of PCT 
Article 33(4) for industrial applicability. 

4 . Further defects of the international application 
(clarity - PCT Article 6) 

4.1 Claim 23 is characterised by a desideratum (the 

lacquers should not be sticky after thermal curing 
only) that leaves a person skilled in the art 
unclear as to what technical features achieve this 
desired result. This contravenes the clarity 
requirement . 
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